BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT

PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.

(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende

(D) [ X ] Keine Verteilung

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Datenblatt zur Entscheidung

vom 19. Mai 2021

Beschwerde-Aktenzeichen:
Anmeldenummer :
Veroffentlichungsnummer:
IPC:

Verfahrenssprache:

Bezeichnung der Erfindung:
Ausrucksystem

Patentinhaberin:
Schaeffler Technologies AG & Co.

Einsprechende:
Valeo Embrayages

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPU Art. 123(2), 84, 83, 54
EPU R. 43(4), 103(1) (a)
VOBK Art. 12 (4)

VOBK 2020 Art. 12(2), 11

T 1836/17

12005193.3

2554868

F16D25/08

DE

KG

- 3.2.08

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030

Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Schlagwort:

Hauptantrag: Anderungen - zul&dssig (nein)
Hilfsantrag: Anderungen - zuldssig (Jja)
Patentanspriiche - Deutlichkeit (ja)
Ausreichende Offenbarung - (ja)

Neuheit - (nein)

Rickzahlung der Beschwerdegebithr - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Qffice eureplen
des brevets

m——e BeSChwe rdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Patentamt
0, Faten bifice Boards of Appeal 85540 Haar

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1836/17 - 3.2.08

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08

Beschwerdefiihrerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

vom 19. Mai 2021

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach (DE)

DTS Patent- und Rechtsanwidlte
Schnekenbihl und Partner mbB
Marstallstrasse 8
80539 Miinchen (DE)

Valeo Embrayages
81, avenue Roger Dumoulin
80009 Amiens Cedex 2 (FR)

Cardon, Nicolas

Valeo Embrayages

Sce Propriété Intellectuelle
Le Delta

14, avenue des Béguines

95892 Cergy Pontoise Cedex (FR)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 13. Juli 2017
zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 2554868 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende
Mitglieder:

P.
C.
Y.

Acton
Vetter
Podbielski



-1 - T 1836/17

Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin) legte
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent zu

widerrufen.

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
(damaliger Hauptantrag) sowie in der im Einspruchs-
verfahren gednderten Fassung gemal dem damaligen
Hilfsantrag 1 iliber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe, und dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 in der im Einspruchs-
verfahren gednderten Fassung gemal dem damaligen

Hilfsantrag 2 nicht neu sei.

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer

statt, die als Videokonferenz durchgefiihrt wurde.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Hilfsweise
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf
der Grundlage eines der folgenden Hilfsantréage:
Hilfsantrag la, eingereicht mit Schreiben vom 6.
Februar 2020, und Hilfsantrage 2-7, eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung vom 17. August 2017. Sie

beantragte ferner die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde. Ferner beantragte sie,
die Hilfsantrage 2 bis 7 nicht in das Verfahren

zuzulassen.
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Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) lautet
wie folgt (Merkmalsgliederung in eckigen Klammern

hinzugefigt) :

[a] Ausrilicksystem zur Betatigung einer Kupplung, wobei
[b] das Ausriicksystem insbesondere in der Art eines CSC
(Concentric Slave Cylinder) ausgebildet ist und

[c] zumindest einen in einem Gehaduse (1) entlang einer
Langsachse (A) verschiebbaren Kolben (2, 4) aufweist,
[d] dessen in Richtung zu einem jeweiligen Druckraum
(2.1, 4.1) weisendes Ende eine jeweilige Dichtung (2.2,
4.2) aufweist, und

[e] der an dem der Dichtung (2.2, 4.2) gegeniliber-
liegenden Bereich auf ein jeweiliges Einriicklager (3,
5) wirkt,

[£] wobei eine Abstiitzung eines Lagerschleppmomentes
des Einrlicklagers (3, 5) durch eine innerhalb des
Ausrilicksystems wirkende Reibung erfolgt,

dadurch gekennzeichnet, dass

[g] das jeweilige Einrtcklager (3, 5) verdrehgesichert
mit dem jeweiligen Kolben (2, 4) verbunden ist, und
dass

[h] die jeweilige Dichtung (2.2, 4.2) direkt oder {ilber
einen Dichtringtradger (2.2', 4.2') mit dem jeweiligen

Kolben (2, 4) verdrehgesichert verbunden ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags la entspricht im
Wesentlichen dem in der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsantrag 2 und
lautet wie folgt (wesentliche Unterschiede gegeniiber
dem Hauptantrag unterstrichen; Merkmalsgliederung in

eckigen Klammern hinzugefligt) :

[a] Ausrilicksystem zur Betatigung einer Kupplung, wobei

[b'] das Ausriicksystem in der Art eines CSC (Concentric

Slave Cylinder) ausgebildet ist und
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[c'] in einem Gehduse (1) entlang einer Langsachse (A)

verschiebbare erste und zweite Kolben (2, 4) aufweist,

[d'] deren in Richtung zu einem jeweiligen Druckraum

(2.1, 4.1) weisende Enden eine erste bzw. zweite

Dichtung (2.2, 4.2) aufweisen, und

[e'] die an dem der entsprechenden Dichtung (2.2, 4.2)

gegenliberliegenden Bereich auf ein entsprechendes

erstes bzw. zweites Einricklager (3, 5) wirken, wobei

[£'] eine Abstitzung eines Lagerschleppmomentes der

Einriicklager (3, 5) durch eine innerhalb des CSC

wirkende Reibung erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass

[g'] das erste und das zweite Einricklager (3, 5)

jeweils verdrehgesichert mit dem jeweiligen ersten bzw.

zweiten Kolben (2, 4) verbunden ist, und dass

[h] die jeweilige Dichtung (2.2, 4.2) direkt oder iber
einen Dichtringtrager (2.2', 4.2') mit dem jeweiligen

Kolben (2, 4) verdrehgesichert verbunden ist.

Die abhadngigen Anspriiche 2 und 4 des Hilfsantrags la

lauten wie folgt:

2. Ausricksystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass flr die Betatigung einer Kupplung
in Form einer Doppelkupplung in einem Gehduse (1) der
zwelite Kolben zum ersten Kolben (2) konzentrisch
angeordnet ist und radial innen zum ersten Koben liegt,
- wobeil der erste Kolben (2) in Richtung zu einem
ersten Druckraum (2.1) die erste Dichtung (2.2) und der
zweite Kolben (4) in Richtung zu einem zweiten
Druckraum (4.1) die zweite Dichtung (4.2) aufweisen,

- der erste Kolben (2) an dem der ersten Dichtung (2.2)
gegeniiberliegenden Bereich auf das radial auBen
liegendes erste Einrilicklager (3) wirkt,

- der zweite Kolben (4) an dem der zweiten Dichtung

(4.2) gegenliberliegenden Bereich auf das radial innen
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liegende zweites Einricklager (5) wirkt, und die
Abstiitzung des Lagerschleppmomentes des ersten und/oder
zweiten Einricklagers (3, 5) des Ausricksystems durch
eine innerhalb des Ausricksystems wirkende Reibung

erfolgt.

4. Ausricksystem nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten und/
oder zweiten Einrlicklager (3, 5) und dem ersten/zweiten

Kolben (2, 4) eine Rutschkupplung angeordnet ist.

VI. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgendes

Dokument Bezug genommen:

D9: DE 10 2010 052 387 Al

VITI. Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin, soweit fir die
Entscheidung relevant, léadsst sich wie folgt zusammen-

fassen:

Hauptantrag - Unzuldssige Erweiterung

Die Ursprungsoffenbarung beziehe sich auf ein
Ausricksystem im Allgemeinen und sei nicht auf CSC
beschrankt, weshalb die Anspruchsformulierung in
Merkmal [£] keinen VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU
darstelle.

Hilfsantrag la - Unzuldssige Erweiterung

Anspruch 2 sei von Anspruch 1 abhédngig. Deshalb gelte
die in Anspruch 1 enthaltene Definition, wonach das
Ausricksystem in der Art eines CSC ausgebildet ist,
auch fir das in Anspruch 2 bezeichnete Ausricksystem.
Anspruch 2 stelle daher keine unzuld@ssige Erweiterung

dar.
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Hilfsantrag la - Klarheit

Die Formulierung "das erste und das zweite

Einricklager" sei in sich klar.

Hilfsantrag la - Ausfihrbare Offenbarung

Eine Rutschkupplung konne eine reibschlissig wirkende
Verdrehsicherung darstellen, sodass kein Widerspruch
zwischen Anspruch 1 und Anspruch 4 bestehe. Ferner
reichten die im Streitpatent enthaltenen Angaben aus,
um dem Fachmann die Ausfiihrung der Erfindung zu

ermdglichen.

Hilfsantrag la - Neuheit

Merkmal [£'] des Anspruchs 1 fordere, dass das gesamte
Lagerschleppmoment der Einricklager durch eine
innerhalb des CSC wirkende Reibung abgestiitzt wird. Die
Entgegenhaltung D9 thematisiere das Thema der
Lagerschleppmomentabstiitzung nicht und offenbare
insbesondere keine MabBnahmen, die geeignet waren, ein
solches Schleppmoment abzustiitzen. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 sei daher neu gegeniiber D9.

Riickzahlung der Beschwerdegebihr

Die Rickzahlung der Beschwerdegebithr entspreche wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit, da
die Einspruchsabteilung in der miindlichen Verhandlung
keine zusatzlichen Hilfsantrdge mehr zugelassen und
damit das rechtliche Gehdr der Patentinhaberin verletzt
habe.
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Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit fir die
Entscheidung relevant, lasst sich wie folgt zusammen-

fassen:

Hauptantrag - Unzuldssige Erwelterung

Anspruch 1 in der urspriinglich eingereichten Fassung
stelle unmittelbar und eindeutig auf eine innerhalb
eines CSC wirkende Reibung ab, sodass die in Anspruch 1
des Hauptantrags enthaltene Verallgemeinerung auf eine
innerhalb eines (beliebigen) Ausriicksystems wirkende

Reibung eine unzuladssige Erweiterung darstelle.

Hilfsantrag la - Unzuldssige Erweiterung

Des abhadngige Anspruch 2 des Hilfsantrags la nehme
weiterhin Bezug auf eine innerhalb eines (beliebigen)
Ausriicksystems wirkende Reibung, sodass auch hier eine

unzulédssige Erweiterung vorliege.

Hilfsantrag la - Klarheit

Die Formulierung "das erste und das zweite
Einrlicklager" in Hilfsantrag la sei unklar im Lichte
der entsprechenden Passage im zuriickgenommenen
Hilfsantrag 1, die "das erste/zweite Einriicklager"

gelautet hatte.

Hilfsantrag la - Ausfiihrbare Offenbarung

Die in Anspruch 1 geforderte verdrehgesicherte
Verbindung zwischen Einrilicklager und Kolben stehe im
Widerspruch zu der in Anspruch 4 geforderten Rutsch-
kupplung zwischen Einricklager und Kolben. Ferner gebe

das Patent weder einen Wert fir das Lagerschleppmoment
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noch fir das Grenzdrehmoment der Rutschkupplung an. Die

Erfindung sei daher nicht ausfiihrbar offenbart.

Hilfsantrag la - Neuheit

Merkmal [£'] des Anspruchs 1 fordere lediglich, dass
ein Teil des Lagerschleppmoments der Einricklager durch
eine innerhalb des CSC wirkende Reibung abgestiitzt
wird. Ferner falle eine reibschliissige Verbindung unter
den Begriff "verdrehgesichert verbunden". Die
Entgegenhaltung D9 offenbare daher samtliche Merkmale

des Anspruchs 1.
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Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag - Unzuldssige Erweiterung

1.1 Anspruch 1 in der urspringlich eingereichten Fassung
verlangt zunachst, dass das AusrlUcksystem insbesondere
in der Art eines CSC ausgebildet ist, im
kennzeichnenden Teil wird aber spezifiziert, dass eine
Abstiitzung eines Lagerschleppmomentes des Einrilicklagers
durch eine innerhalb des CSC wirkende Reibung erfolgt.
In der ursprunglichen Anspruchsfassung war fir den
Fachmann folglich unmittelbar und eindeutig offenbart,
dass ein CSC vorliegen muss, da hierin die
Lagerschleppmoment-abstitzende Reibung stattfindet.
Gleiches ergab sich fir den Fachmann aus der
Beschreibung, wonach "erfindungsgemal eine Abstiitzung
eines Lagerschleppmomentes des Einricklagers durch eine
innerhalb des CSC wirkende Reibung erfolgt" (Seite 3,
dritter Absatz), mit der Konsequenz, dass "der CSC
kostenglinstig ist und sich der Montageaufwand

reduziert" (Seite 3, vierter Absatz).

1.2 Merkmal [a] des Anspruchs 1 des Hauptantrags verlangt
nach wie vor nur fakultativ, dass das Ausriicksystem
insbesondere in der Art eines CSC ausgebildet ist.
Jedoch bestimmt Merkmal [£] in diesem Antrag, dass eine
Abstiitzung eines Lagerschleppmomentes des Einrilicklagers
durch eine innerhalb des Ausriicksystems wirkende
Reibung erfolgt, also innerhalb eines beliebigen, nicht
unbedingt konzentrischen Ausricksystems in Form eines
CSC. Dies stellt eine Verallgemeinerung dar, die in der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung keine
Stitze findet.
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Die Beschwerdefiihrerin argumentierte in diesem
Zusammenhang, dass im urspringlichen Anspruch 1
beschrieben sei, dass das Ausriicksystem "insbesondere"
in der Art eines CSC ausgebildet ist. Ferner handle es
sich bei der urspringlichen Formulierung "innerhalb des
CSC wirkende Reibung" um eine unklare Formulierung, da
auf Seite 3, finfter Absatz, beschrieben sei, dass das
beanspruchte System auch auf einfache Kupplungen
ausgedehnt werden kann und dazu nur ein Kolben und ein

Ausricklager vorgesehen ist.

Nach Ansicht der Kammer ist jedoch nicht der
Anspruchswortlaut und die darin enthaltene, eindeutige
Bezugnahme auf das CSC unklar, sondern allenfalls der
von der Beschwerdefiihrerin angefiihrte Absatz der
Beschreibung. Die urspriinglich eingereichte Anmeldung
befasst sich namlich bereits in der Aufgaben-
formulierung gezielt mit CSC und den damit verbundenen
Problemen (Seite 2, dritter bis finfter Absatz), und
schldgt demgemal auch eine auf CSC zugeschnittene
Losung vor (Seite 3, erster bis vierter Absatz). Der
Fachmann bleibt daher vielmehr im Unklaren, wie (und
warum) die konkret fiir CSC offenbarte L&sung auf andere

Systeme anwendbar sein soll.

Die wahrend des Erteilungsverfahrens in den Anspruch 1
aufgenommene Verallgemeinerung auf eine innerhalb des
Ausrilicksystems wirkende Reibung stellt daher einen
VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

Hilfsantrag la - Unzuladssige Erweiterung
Anspruch 1 des Hilfsantrags la wurde unter anderem

dahingehend geédndert, dass das Ausriicksystem in der Art

eines CSC ausgebildet ist, und dass eine Abstiitzung
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eines Lagerschleppmomentes des Einriicklagers durch eine

innerhalb des CSC wirkende Reibung erfolgt.

Im abhangigen Anspruch 2 wird beansprucht, dass die
Abstiitzung des Lagerschleppmomentes des ersten und/oder
zweiten Einricklagers (3, 5) des Ausricksystems durch
eine innerhalb des Ausriicksystems wirkende Reibung

erfolgt.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte diesbeziiglich,
analog zu ihrem Vorbringen gegen den Hauptantrag, dass
die Bezugnahme auf das Ausrilicksystem in Anspruch 2 eine
unzuldssige Verallgemeinerung darstelle. So kdonne gemalB
dem Anspruch 2 die Abstiitzung des Lagerschleppmomentes
durch Reibung innerhalb eines beliebigen Ausrilicksystems
erfolgen, und nicht zwingend innerhalb eines

konzentrischen Ausricksystems in Form eines CSC.

Diesem Argument steht jedoch entgegen, dass es sich bei
Anspruch 2 um einen abhangigen Anspruch handelt, der
samtliche Merkmale des in Bezug genommenen Anspruchs 1
umfasst (Regel 43 (4) EPU). Der in Anspruch 2
enthaltene Verweis auf das Ausrilicksystem kann folglich
nicht dber die in Anspruch 1 enthaltene Definition
hinausgehen, wonach das Ausriicksystem in der Art eines

CSC ausgebildet ist.

Anspruch 2 des Hilfsantrags la stellt folglich keinen
VerstoB gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

Hilfsantrag la - Klarheit
Anspruch 1 des Hilfsantrags la wurde ferner dahingehend

geandert, dass im kennzeichnenden Teil des Anspruchs

die Formulierung "das jeweilige Einrilicklager" durch die
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Formulierung "das erste und das zweite Einricklager"

ersetzt wurde.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass im
zuriickgenommenen Hilfsantrag 1 die entsprechende
Passage "das erste/zweite Einriicklager" gelautet hatte.
Daher sei nicht klar, ob mit der Formulierung des
Hilfsantrags la tatsdchlich eine "und"-Verknipfung der
beiden Einriicklager gemeint sei, oder nicht vielleicht
eine "oder"- oder eine "bzw."-Verknipfung wie im

Hilfsantrag 1.

Die Klarheit des Anspruchs ist jedoch ausschlieRlich
anhand seiner geltenden Fassung zu prifen, und nicht in
Bezug auf etwaige frithere, mittlerweile zurickgenommene
Fassungen. Daher ist die im zuriickgenommenen
Hilfsantrag 1 gewahlte Formulierung fir die Frage der
Klarheit der im Hilfsantrag la gewdhlten Formulierung
ohne Belang. Letztere bezeichnet unmissverstandlich und
unzweideutig das erste und das zweite Einrilicklager,
sodass an der Klarheit des Anspruchs keine Zweifel

bestehen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags la erfiillt daher die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU.

Hilfsantrag la - Ausfilhrbare Offenbarung

Anspruch 1 des Hilfsantrags la fordert in Merkmal [g'],
dass das erste und das zweite Einrilicklager jeweils
verdrehgesichert mit dem jeweiligen ersten bzw. zweiten
Kolben verbunden ist. Der davon abhangige Anspruch 4
fordert weiter, dass zwischen dem ersten und/oder
zweiten Einriicklager und dem ersten/zweiten Kolben eine

Rutschkupplung angeordnet ist.
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Bezlglich dieser beiden Merkmale machte die
Beschwerdegegnerin einen technischen Widerspruch
geltend. Einerseits schlieBe eine verdrehgesicherte
Verbindung zweier Bauteile eine Relativdrehung
derselben definitionsgemal aus. Andererseits bestehe
das Wesen einer Rutschkupplung aber in einer
ebensolchen Relativdrehung, da oberhalb eines
Grenzdrehmoments die Bauteile relativ zueinander
rutschen. Der Fachmann habe daher vor der unldsbaren
Aufgabe gestanden, eine Verbindung zwischen jeweiligem
Einricklager und Kolben bereitzustellen, die einerseits

nicht rutschen dirfe, andererseits aber rutschen solle.

Im vorliegenden Fall schlielt der Begriff
"verdrehgesichert verbunden" ein Rutschen der
verbundenen Bauteile oberhalb eines Grenzdrehmoments
nicht aus, da ausweislich der Beschreibung, Absatz
[0003], neben formschlissigen Verdrehsicherungen auch
reibschlissige Verdrehsicherungen existieren. Bei
reibschliissigen Verdrehsicherungen besteht demgemal die
Moglichkeit des Rutschens, wenn die Schleppmomente
erhoht werden. Der Fachmann versteht daher das Merkmal
[g'] des Anspruchs 1 dahingehend, dass das erste und
das zweite Einricklager mit dem jeweiligen ersten bzw.
zweiten Kolben derart verbunden ist, dass jedenfalls
unterhalb eines Grenzdrehmoments keine Relativdrehung
zwischen Einriicklager und Kolben stattfinden kann.
Insofern besteht kein technischer Widerspruch
hinsichtlich des abhangigen Anspruchs 4, wonach
gleichzeitig zu der verdrehgesicherten Verbindung auch
eine Rutschkupplung zwischen dem Einriicklager und dem
Kolben angeordnet sein soll, da besagte Rutschkupplung
die verdrehgesicherte Verbindung nach Definition des
Streitpatents unterhalb ihres Grenzdrehmoments

bereitstellen kann.
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Die Beschwerdegegnerin argumentiert weiter, dass es dem
Fachmann nicht moglich gewesen sei, die anspruchsgemale
Rutschkupplung bereitzustellen, da das Patent weder
einen Wert fir das Lagerschleppmoment noch einen Wert
fiir das Grenzdrehmoment angebe, ab dem die Rutsch-
kupplung rutscht. Es ist jedoch unstreitig, dass dem
Fachmann Rutschkupplungen und deren Funktionsprinzip
allgemein bekannt waren. Der Umstand, dass der Anspruch
keine Bedingung beziiglich eines bestimmten
Grenzdrehmoments nennt, fihrt zu einer breiten
Definition der unter Schutz gestellten Erfindung,

erzeugt aber keine Zweifel an deren Ausfiihrbarkeit.

Hilfsantrag la erfiillt daher die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU.

Hilfsantrag la - Neuheit

Anspruchsauslegung

Anspruch 1 des Hilfsantrags la bestimmt in Merkmal
[£'], dass eine Abstiitzung eines Lagerschleppmomentes
der Einrilicklager durch eine innerhalb des CSC wirkende

Reibung erfolgt.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte diesbeziiglich,
dass der unbestimmte Artikel "eines" nur deshalb dem
Lagerschleppmoment vorangestellt sei, weil der Anspruch
keine Vorerwdhnung desselben enthalte; gemeint sei aber
das gesamte aus den Einrilicklagern resultierende

Schleppmoment.

Der Beschwerdefiihrerin ist zwar darin zuzustimmen, dass
bei erstmaliger Erwahnung eines Merkmals im Anspruch
diesem Merkmal aus Grinden der Klarheit grundsatzlich

ein unbestimmter Artikel vorangestellt werden sollte.
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Dieser Grundsatz rechtfertigt es aber nicht, dem
unbestimmten Artikel eine andere Bedeutung beizumessen
als dieser tatsédchlich hat. Im vorliegenden Fall lasst
die Formulierung "Abstlitzung eines Lagerschlepp-
momentes" offen, ob damit das gesamte aus den
Einrlicklagern resultierende Schleppmoment oder nur ein
Teil desselben bezeichnet wird. Eine weitergehende
Einschrankung auf das gesamte Lagerschleppmoment ist
dem Merkmal nicht zu entnehmen und findet sich auch
sonst nicht im Anspruch. Merkmal [£f'] muss daher breit
ausgelegt und bereits dann als erflillt betrachtet
werden, wenn ein Teil des aus den Einrilicklagern
resultierenden Schleppmoments durch eine innerhalb des

CSC wirkende Reibung abgestiitzt wird.

In den Merkmalen [g'] und [h] definiert Anspruch 1 des
Hilfsantrags la, dass Einricklager und Kolben bzw.
Dichtung und Kolben verdrehgesichert miteinander
verbunden sind. Wie oben in Hinblick auf die
Ausfiihrbarkeit der Erfindung dargelegt (siehe obigen
Punkt 4.), umfasst im vorliegenden Fall das Merkmal
"verdrehgesichert verbunden" auch reibschliissige
Verbindungen und schlieRt insbesondere eine
Relativdrehung der verbundenen Bauteile oberhalb eines
Grenzdrehmoments nicht aus. Da der Anspruch dieses
Grenzdrehmoment nicht nédher spezifiziert, ist er

diesbeziiglich breit auszulegen.

Neuheit gegeniiber D9

Die Entgegenhaltung D9 offenbart in den Absatzen
[0031]-[0034] und in den Figuren 1-6 unstreitig ein

(Bezugnahmen in runden Klammern beziehen sich auf D9)

[a] Ausrilicksystem (1) zur Betdtigung einer Kupplung,

wobei



2.

2.
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[b'] das Ausricksystem (1) in der Art eines CSC
(Concentric Slave Cylinder) ausgebildet ist (Abs.
[0031]; Figur 1) und

[c'] in einem Gehaduse (20) entlang einer Langsachse
verschiebbare erste und zweite Kolben (2, 3) aufweist,
[d'] deren in Richtung zu einem jeweiligen Druckraum
weisende Enden eine erste bzw. zweite Dichtung (6, 7)
aufweisen, und

[e'] die an dem der entsprechenden Dichtung (6, 7)
gegenliberliegenden Bereich auf ein entsprechendes

erstes bzw. zweites Einrlicklager (10, 11) wirken.

Betreffend das Merkmal [g'] offenbart die D9 in den
Absédtzen [0044] und [0045] und den Figuren 4-6, dass
das Ausriicklager 10 auf einem Ring 23 aufliegt, und der
Kolben 2 bzw. dessen Fortsatz 2d' mit dem Ring 23
verbunden sein kann. Das Ausriicklager 11 wiederum
befindet sich unmittelbar mit dem Kolben 3 in Anlage.
Hieraus resultiert jeweils eine reibschliissige
Verbindung des Ausriicklagers 10 bzw. 11 mit dem Kolben
2 bzw. 3.

Da gemaB Anspruch 1 des Streitpatents eine solche
reibschliissige Verbindung grundsédtzlich unter eine
verdrehgesicherte Verbindung fallt (siehe obigen Punkt
5.1.4), offenbart die D9 auch das Merkmal [g'], wonach
das erste und das zweite Einrltcklager (10, 11) jeweils
verdrehgesichert mit dem jeweiligen ersten bzw. zweiten

Kolben (2, 3) verbunden ist.

Analoge Uberlegungen gelten hinsichtlich des Merkmals
[h]. Wie dem Absatz [0033] und den Figuren 1, 2 und 4-6
der D9 zu entnehmen ist, weist jeder Kolben 2, 3
jeweils im unteren Bereich eine Dichtung 6, 7 auf, die
den jeweils darunter liegenden Bereich des Zylinders

4a, 5a gegeniliber Hydraulikflissigkeit abdichtet. Es
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besteht folglich ein Reibschluss zwischen der
Unterseite des jeweiligen Kolbens 2, 3 und der dort
angebrachten Dichtung 6, 7, der insbesondere dann
ausgepragt ist, wenn die Hydraulikflissigkeit die
Dichtung gegen den Kolben drickt, um den Kolben

auszufahren (siehe D9, Figuren 2, 5 und 6).

Damit offenbart die D9 auch das Merkmal [h], wonach die
jeweilige Dichtung (6, 7) direkt oder idber einen
Dichtringtrdger mit dem jeweiligen Kolben (2, 3)

verdrehgesichert verbunden ist.

Die jeweils reibschlissige Verbindung zwischen
Einricklager und Kolben sowie zwischen Kolben und
Dichtung fuhrt dazu, dass bei einem Eintrag eines
Lagerschleppmoments der Einrucklager in den CSC
zwangslaufig zumindest ein Teil des Schleppmoments in
Reibung resultiert. Da Anspruch 1, wie oben dargelegt
(siehe obigen Punkt 5.1.3), nicht fordert, dass das
gesamte Lagerschleppmoment der Einriicklager durch eine
innerhalb des CSC wirkende Reibung abgestiitzt wird,
offenbart die D9 das Merkmal [£'], wonach eine
Abstiitzung eines Lagerschleppmomentes der Einrilicklager
(10, 11) durch eine innerhalb des CSC wirkende Reibung
erfolgt.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, dass die D9 ein
Lagerschleppmoment nicht thematisiere und daher auch
keinen Weg zur Abstitzung desselben offenbare,
iberzeugt nicht. Die in der D9 unmittelbar und
eindeutig offenbarten reibschlissigen Verbindungen
zwischen Einricklager und Kolben sowie zwischen Kolben
und Dichtung fihren zwangslaufig dazu, dass ein von den
Einrlicklagern in das CSC eingetragenes Schleppmoment
zumindest in Teilen durch Reibung innerhalb des CSC

abgestitzt wird.



L2,
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Die Beschwerdefiihrerin argumentierte weiter, dass die
in der D9 entstehenden Reibkrafte nicht ausreichten, um
gemal Merkmal [£'] ein Lagerschleppmoment abzustiitzen.
Hierfiir bediirfe es besonderer MaRnahmen, wie in der
Beschreibung des Streitpatents erldutert. So sei
patentgemal zur Erzeugung einer dem Schleppmoment
entgegenwirkenden Reibung eine Durchmessererweiterung
des Kolbens an dem zum Einriicklager weisenden Bereich
vorgesehen (Streitpatent, Absatz [0019]). Ferner sei
als Dichtung anstelle einer einfachen beriithrenden
Dichtung eine Labyrinthdichtung einzusetzen
(Streitpatent, Absatz [0027]). Auch eine geeignete

Materialwahl spiele eine Rolle.

Diesem Argument steht entgegen, dass der Anspruchs-
wortlaut keine dieser MaBnahmen fordert. Vielmehr
geniigt es gemal obiger Anspruchsauslegung (siehe obigen
Punkt 5.1.3), dass ein Teil des Lagerschleppmoments der
Einriicklager durch eine innerhalb des CSC wirkende
Reibung abgestiitzt wird. Da der Anspruch weder die
GroBenordnung des Lagerschleppmoments definiert noch
den Anteil, der durch die Reibung innerhalb des CSC
aufgenommen werden soll, genligt der im CSC der D9
zweifelsfrei vorhandene Reibschluss zwischen
Einriicklager und Kolben bzw. zwischen Kolben und

Dichtung, um das Anspruchsmerkmal [£'] zu erfiillen.
Damit offenbart die D9 samtliche Merkmale des Anspruchs
1 des Hilfsantrags la, sodass dieser nicht neu ist
(Artikel 54 EPU).

Zulassung der Hilfsantradge 2-7 in das Verfahren

Die Hilfsantrage 2-7 wurden mit der Beschwerde-

begriindung vom 17. August 2017 und damit zum



- 18 - T 1836/17

frihestmdglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren

eingereicht.

Bei diesen Antragen handelt es sich um die Reaktion der
unterliegenden Partei auf die sie beschwerende
Entscheidung der Einspruchsabteilung (Artikel 12 (4)
VOBK 2007) . Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass die
Einspruchsabteilung in ihrem der Ladung zur miindlichen
Verhandlung beigelegten Bescheid zu dem Schluss
gekommen war, dass keiner der Einspruchsgriinde der

Aufrechterhaltung des Patents entgegenstinde.

Die Antrage werden daher in das Verfahren zugelassen.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Gemal Artikel 11 VOBK 2020 kann die Kammer die
Angelegenheit an das Organ zuriickverweisen, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere

Griunde dafir sprechen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den
Hilfsantrdgen 2-7 um Antrage, mit der sich die
Einspruchsabteilung noch nicht befasst hat. Da es das
vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist, die
angefochtene Entscheidung gerichtlich zu idberpriifen
(Artikel 12 (2) VOBK 2020), und da zu den Hilfsantrégen
2-7 noch keine Entscheidung der Einspruchsabteilung
vorliegt, die idberprift werden konnte, bestehen

besondere Griinde flr eine Zurilickverweisung.

Die Absicht der Kammer, die Angelegenheit betreffend
die Hilfsantrage 2-7, sofern diese in das Verfahren
zugelassen werden, an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen, wurde den Parteien bereits in der
Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom
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22 . November 2019 unter Punkt 7 mitgeteilt. Keine der

Parteien sprach sich hiergegen aus.

Daher wird die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

zur Fortfihrung des Verfahrens zuriickverwiesen.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr, weil ein wesentlicher Verfahrens-
mangel vorliege, da die Einspruchsabteilung in der
mindlichen Verhandlung keine zusatzlichen Hilfsantrage
mehr zugelassen und damit das rechtliche Gehor der

Patentinhaberin verletzt habe.

GemaR Regel 103 (1) a) EPU wird die Beschwerdegebiihr in
voller Hohe zuruckgezahlt, wenn der Beschwerde durch
die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die
Rickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels

der Billigkeit entspricht.

Damit die Rickzahlung der Beschwerdegebithr der
Billigkeit entsprechen kann, muss ein Kausal-
zusammenhang zwischen dem geltend gemachten
wesentlichen Verfahrensmangel und der Einlegung der
Beschwerde bestehen (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Ausgabe 2019, V.A.9.7).

Da die Beschwerdefiihrerin ihren von der Einspruchs-
abteilung zurickgewiesenen Hauptantrag und Hilfsantrag
2 im Beschwerdeverfahren als Hauptantrag und
Hilfsantrag 1 weiterhin verfolgte, hatte sie die
Beschwerde auch einlegen miissen, wenn die
Einspruchsabteilung die Hilfsantrdge zugelassen hatte.
Es war nicht der geltend gemachte Verfahrensmangel, der

sie zur Einlegung der Beschwerde gezwungen hat. Daher



- 20 - T 1836/17

besteht kein Kausalzusammenhang zwischen dem geltend
gemachten Verfahrensmangel und der Einlegung der

Beschwerde.

Somit ist der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerde-
gebthr zurickzuweisen, und es kann dahingestellt
bleiben, ob der geltend gemachte wesentliche

Verfahrensmangel vorlag oder nicht.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

Fortfihrung des Verfahrens zurilickverwiesen.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebithr wird
zuriickgewiesen.
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